



A. Latar Belakang Masalah 
 
Hak kekayaan intelektual saat ini sudah bukan menjadi suatu hal yang awam 
bagi masyarakat. Hak eksklusif ini diberikan oleh negara sebagai wujud apresiasi 
negara terhadap orang-orang Indonesia yang dengan intelektualnya telah menciptakan 
maupun mengembangkan inovasi-inovasi terbaru yang memiliki daya guna bersama 
dan memiliki manfaat secara ekonomis. 
Hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan 
penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak kekayaan intelektual 
adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-
bentuk kekayaan lainnya (Tim Lindsey et al., 2003:3). Termasuk di dalam hak 
kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, desain industri, paten, rahasia dagang, 
perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Salah satu yang 
menjadi penulisan hukum ini adalah mengenai merek.  
Hal-hal yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat sekarang ini tidak 
terlepas dari merek, baik kebutuhan maupun keinginan masyarakat mulai dari kepala 
hingga ujung kaki. Merek menjadi suatu pertimbangan masyarakat dalam memilih 
kualitas suatu barang dalam hal kenyamanan atau pun prestige semata. Tak heran lagi 
apabila merek juga dapat menentukan status sosial di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Adanya merek menjadi sangat berperan penting dalam menjaga 
persaingan usaha yang sehat. Sehingga demi menjaga persaingan usaha yang sehat, 
hukum di Indonesia telah menyediakan pengaturan terhadap merek itu sendiri, yaitu 
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis. 
Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan hak atas merek adalah hak 
eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk 
jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan 
izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa 
kepemilikan merek hanya berada sah ditangan orang yang mendaftarkan suatu merek 
atau yang memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya, yang secara 
otomatis memberikan hak kepadanya juga untuk menuntut orang-orang yang secara 
illegal memakai, memperbanyak, dan memperjualbelikan barang-barang produksinya 
dengan merek milik orang lain yang sudah didaftarkan. 
Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif (first 
to file), yakni kepemilikan merek sah berada ditangan seseorang yang pertama kali 
mendaftarkan mereknya. Sehingga dengan didaftarkan untuk yang pertama kalinya, 
akan membuat merek tersebut menjadi merek satu-satunya yang diakui oleh Negara 
dan mencegah pendaftar lainnya untuk mendapatkan hak atas merek tersebut. 
Perilaku konsumtif terhadap suatu merek membawa banyak dari masyarakat 
yang memproduksi barang bermerek maupun tidak bermerek ke dalam tingkat 
persaingan usaha yang tidak sehat. Produsen yang memproduksi barang tidak 
bermerek berlomba-lomba menghasilkan suatu barang yang bernilai jual tinggi tanpa 
merek namun sama kualitasnya dengan barang bermerek, sama halnya dengan 
produsen-produsen merek terkenal yang melakukan persaingan usaha. Tetapi ada 
juga barang-barang yang diproduksi dengan merek milik orang lain sampai 
menimbulkan sengketa dan terbawa ke ranah pengadilan. 
Beberapa kasus hak kekayaan intelektual mengenai merek yang kerap terjadi 
di Indonesia akhir-akhir ini adalah sengketa kepemilikan merek yang sama antara 
merek milik pengusaha di luar negeri dengan merek buatan pengusaha di Indonesia. 
Hal ini mengandung pokok permasalahan berupa pengaturannya, tata cara 
pendaftaran merek, jangka waktu, tingkat keterkenalan suatu merek, dan ada atau 
tidaknya itikad baik dari kedua belah pihak yang bersengketa, dimana hal-hal tersebut 
akan dibahas lebih rinci dalam bab pembahasan. 
Batang tubuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis tidak menjabarkan secara rinci apa yang dimaksud dengan merek 
terkenal. Indonesia mengakui keberadaan merek terkenal berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02.01 tahun 1991. Apabila suatu merek sudah 
diakui reputasinya di banyak negara, maka merek tersebut dapat dikatakan terkenal.  
“Jika sebuah merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak 
bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain 
masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, 
merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia” (Tim Lindsey et al., 2003:141). 
Menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis, merek harus didaftar dengan itikad baik. Jika 
seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek 
milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat 
didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, 
sebuah merek harus digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. 
Penelitian sejenis mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek telah 
beberapa kali dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wenang Krishandri, 
Rinitami Njatrijani, dan Hendro Saptono pada tahun 2016 dalam Diponegoro Law 
Journal 5(3) yang berjudul Perlindungan Merek Terkenal “PIERRE CARDIN” 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Studi pada Putusan No. 
15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst). Perbedaannya dengan penelitian yang 
akan diteliti oleh penulis adalah penelitian hukum tersebut berfokus pada 
permasalahan mengenai perlindungan merek terkenal yang antara lain adalah apakah 
merek dagang Pierre Cardin sebagai merek terkenal asing telah dilindungi di 
Indonesia dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya 
Putusan Nomor 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berbeda dengan penelitian 
yang hendak penulis lakukan, yaitu mengkaji Putusan Pierre Cardin pada tingkat 
kasasi dari segi asasnya, yaitu asas itikad baik. 
Selanjutnya adalah penelitian berupa skripsi dari Universitas Sumatera Utara, 
Medan, yang dilakukan oleh Irwansyah Ockap Halomoan pada tahun 2008 yang 
berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Asing dari 
Pelanggaran Merek di Indonesia. Penelitian tersebut mengkaji mengenai lemahnya 
kepastian dan perlindungan hukum dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual dan 
penegakan hukum dalam pelaksanaan dalam perlindungan hukum terhadap pemegang 
merek dagang terkenal asing yang mengalami hambatan-hambatan. Penelitian 
tersebut tidak mengkaji ada tidaknya asas itikad baik dalam pelanggaran merek di 
Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan merek dagang terkenal asing. 
Kemudian penelitian berupa skripsi dari Universitas Lampung, Bandar 
Lampung, yang dilakukan oleh Retno Mega Sari pada tahun 2016 yang berjudul 
Penerapan Syarat Pembatalan Merek Berdasarkan Itikad Tidak Baik Terhadap Merek 
“PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 
762K/Pdt.Sus/2012). Penelitian hukum tersebut mengkaji sengketa merek dari sisi 
pembatalan merek saja, tidak melihat dari asas itikad baik sebagaimana yang hendak 
penulis lakukan. Perbedaan lainnya adalah hasil dari Putusan yang dijadikan studi, 
dimana hasil dari Putusan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan 
lakukan membawa kepada analisis yang berbeda. 
Penulisan hukum yang penulis tulis ini berdasarkan studi atas putusan dari 
sebuah sengketa kepemilikan merek Pierre Cardin yang diputus oleh Mahkamah 
Agung pada tingkat kasasi mengenai persoalan persamaan merek Pierre Cardin milik 
pengusaha Perancis dengan merek Pierre Cardin milik pengusaha Indonesia. 
Berdasarkan beberapa kasus mengenai sengketa merek yang sudah diuraikan 
diatas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk sebuah penulisan hukum 
(skripsi) dengan judul SENGKETA ATAS KEPEMILIKAN MEREK YANG 
SAMA BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK (Studi Atas Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Sengketa Merek 
Pierre Cardin) 
 
 
